TRIBUNAL ARBITRAL

JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACION DE
NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Publicidad Postal S.A. v. Easy S.A.
<easyshopping.cl>
Oficio NIC Chile OF07483 — Rol Tribunal Arbitral N.® 251-2007
17 de noviembre de 2007

Juez arbitro:
Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES
Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Publicidad Postal S.A.», domiciliado en Americo Vespucio Norte 0420,
Quilicura, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don
Francisco Ignacio Ossa Bulnes y por la sefiora Maria Paulina Bardon Calvo.

1.2. Segundo Solicitante: «Easy S.A.», domiciliado para estos efectos en Av. André Bello 2711, piso
19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado
por don Eduardo Lobos Vajovic y don Matias Somarriva Labra.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignacion del nombre de dominio
<easyshopping.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o0 SLD «en
disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. iTER PROCESAL

Con fecha 12 de febrero de 2007, Publicidad Postal S.A. solicitd la inscripcion del nombre de dominio
<easyshopping.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, parrafo 12, de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «<RNCh», Easy
S.A. solicitdé también la inscripcidon del mismo nombre de dominio <easyshopping.cl> con fecha 2 de
marzo de 2007, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del
Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh,
y mediante oficio OF07483, de fecha 3 de mayo de 2007, NIC Chile designo6 al infrascrito como arbitro
arbitrador para la resolucién del presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio
impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via electrénica la documentacion disponible en dicho
soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 4 de mayo de 2007, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro arbitrador y jurd
desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolucién, se tuvo
por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijandose como sede para su
funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Regién Metropolitana.
Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el
dia 16 de mayo de 2007, a las 18.45 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto
con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliacién entre las partes se fijaria el
procedimiento a seguir para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucién se ordené
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agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al sefior Director de NIC Chile y a las
partes por carta certificada y por correo electrénico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile,
asignandole al proceso el Rol N2 251-2007.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma informacion fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 16 de mayo de 2007 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola
asistencia de don Eduardo Lobos Vajovic, representante del Segundo Solicitante Easy S.A., en
presencia de este arbitro, con la asistencia del abogado don Ricardo Montero Castillo, quien oficié
como actuario y en rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia,
el tribunal informé que las reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser notificada
a las partes. De todo lo obrado se levantd un acta que fue firmada por la parte compareciente, por el
actuario y por el arbitro.

Con fecha 22 de mayo de 2007 este arbitro dicté resolucion fijando las reglas de procedimiento, que
fueron basicamente las siguientes:

—Las partes tendran un plazo comun no superior a diez dias para presentar sus correspondientes
demandas, término que sera fijado por resolucién del tribunal notificada a las partes por correo
electrénico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se
indican en la primera resolucion de este tribunal.

—Las demandas se presentaran por escrito y contendran los argumentos en virtud de los cuales se
solicita la asignacién del nombre de dominio en disputa. Ademas, se deberan acompafar
conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No seran admisibles la prueba testimonial
ni la absolucién de posiciones, a menos que el tribunal las estime estrictamente necesarias para la
acertada resolucion del litigio. El tribunal tendra la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que
estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Una vez presentada la ultima demanda, o vencido el término para ello, se dara traslado comun a las
partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que
puedan acompariarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedara cerrado el debate, sin necesidad de certificacion, y el
proceso quedara en estado de sentencia.

—En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferira igualmente
traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad, no pudiendo en
consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedara en estado de sentencia desde el
vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirdn presentaciones de ninguna
especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripcion del nombre de dominio,
indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrénico o modificaciones de patrocinio o
personeria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo Noveno de esta resolucién. Con todo, hasta
antes de la dictacién de la sentencia definitiva, el tribunal podra dictar medidas para mejor resolver de
cualquier naturaleza.

En la referida resolucion se detallaron ademas diversas reglas de tramitacién relativas a plazos,
notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o
disputa en cuanto al procedimiento, seria resuelta libremente por el tribunal, quien podria igualmente
actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no
previstas, las cuales producirian efectos para las partes desde la fecha de su notificacién.

Con fecha 16 de junio de 2007 se dict6 resolucion notificada a las partes por via electronica con igual
fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito del proceso. SE RESUELVE: Las partes tendran
plazo hasta el dia 28 de junio de 2007 para presentar sus demandas solicitando la asignaciéon del
nombre de dominio en disputa. En dicha presentacién cada parte deberd acompafnar todas las
pruebas en que funda su pretensién. Ademas, cada parte debera presentar fotocopia de cada una de
las pruebas y enviar un ejemplar de la demanda en formato <.doc>, por correo electrénico, a la
direccién del tribunal [...]»

Con fecha 28 de junio de 2007, el Primer Solicitante presenta su demanda, acompanando ademas la
documentacion probatoria en que sustenta su pretensién. Con igual fecha 28 de junio de 2007, el
Segundo Solicitante presenta su demanda, acompafando ademas la documentacién probatoria en
que sustenta su pretension. Dichas presentaciones fueron proveidas: «<PROVEYENDO LA DEMANDA
DEL PRIMER SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por presentada la demanda. AL PRIMER Y
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SEGUNDO OTROSIES: Por acompanados, con citacion. PROVEYENDO LA DEMANDA DEL
SEGUNDO SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por presentada la demanda. AL PRIMER
OTROSI: Téngase presente. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompariados, con citacion.- Traslado para
contestar las demandas con vencimiento el 30 de julio de 2007.»

Con fecha 30 de julio de 2007 el Primer Solicitante solicita extension del plazo para contestar y
designa nuevo patrocinante y mandatario judicial.

Con igual fecha 30 de julio de 2007 se dictd resolucion notificada a las partes por via electronica con
igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la presentacion del Primer Solicitante: A LO
PRINCIPAL: Ha lugar a lo solicitado. Prorrogase el plazo para contestar la demanda del Segundo
Solicitante, hasta el dia 10 de agosto de 2007. AL OTROSI: Téngase presente patrocinio y poder.»

Con fecha 30 de julio de 2007, el Segundo Solicitante presenta su contestacion.

El Primer Solicitante no obstante haber solicitado prorroga para contestar, y haberle sido concedida
por este tribunal, no ejercié su facultad dentro de plazo, ni tampoco ha comparecido con posterioridad.

Finalmente, con fecha 29 de octubre de 2007 se cité a las partes a oir sentencia, mediante resolucién
que les fue notificada por via electrénica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO
4.1. En relacion al Primer Solicitante

El Primer Solicitante Publicidad Postal S.A. es una sociedad anénima chilena del giro de su
denominacién.

De los documentos acompafiados por el Primer Solicitante, no objetados, constan los siguientes
hechos:

—Que existen diversos nombres de dominio asignados por NIC Chile a terceros que incluyen la
palabra «easy» como parte de una palabra compuesta, ya sea en el inicio de la palabra, al final o en el
centro, como por ejemplo:

Easygolf.cl
Easyhost.cl
Isoeasy.cl
Easyjet.com
Easyhouse.cl
Easymarket.cl

Niceandeasy (N&E)
. Easycom
. Creasychile.cl
. EasyEnglish.cl
. Easycards.cl

De la informacién oficiosa recabada por este sentenciador consta que con fecha 17 de noviembre de
2007 el Primer Solicitante no utiliza el nombre de dominio disputado propiamente como sitio web
identificado con dicho nombre de dominio.

4.2. En relacién al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Easy S.A. es una sociedad anénima chilena del giro de comercializacion de
productos.

De los documentos acompariados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes
hechos:

—Que es titular de los siguientes registros marcarios, ante el Departamento de Propiedad Industrial.

* Registro N2 696.459 EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 7

» Registro N® 704.539 EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 36

+ Registro N® 734.504 EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16

» Registro N® 696.461 EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 37

» Registro N® 747.710 EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37

» Registro N® 730.766 EASY, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de ventas de
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productos en clases 1-34

Registro N® 737.175 EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas
de productos en clases 1-34

Registro N2 696.458 EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 35,39-40

Registro N2 696.460 EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 6,17,19-22,24,27

Registro N°® 739.502 EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 6,17,19-22,24,27
Registro N® 770.032 EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de ventas
de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-34

Registro N® 757.568 EASY ASI DE FACIL, denominativa, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 1-34

Registro N® 726.801 EASY CLIENTE PROFESIONAL, denominativa, para distinguir servicios en
clase 36

Registro N® 740.190 EASY ESTAMOS PARA AYUDARTE, lema, para distinguir establecimientos
comerciales de ventas de productos en clases 1-34

Registro N2 614.386 EASY EXPRESS, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales
de ventas de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-34

Registro N® 729.712 EASY HOGAR Y CONSTRUCCION mixta, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34

Registro N® 737.177 EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de
ventas de productos en clases 1-4,8-9,16,25,28-30

Registro N® 626.586 EASY HOME, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de
ventas de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-34

Registro N® 665.948 EASY INFORMA, lema, para distinguir servicios en clase 35

Registro N® 663.977 EASY INFORMA, lema, para distinguir productos en clase 16

Registro N2 541.077 EASY, AHORRA O NUNCA, lema, para distinguir productos en clase 6
Registro N° 664.415 EASY, PORQUE SABEMOS LO QUE CUESTA GANAR TU DINERO, lema,
para distinguir establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-
34

Registro N® 740.193 EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34

Registro N°® 739.923 EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-4,8,25,28-30

Registro N® 542.380 EASY, TODO PARA SU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 5-7,9-24,26-27,31-34

Registro N® 740.191 EASY, TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir
establecimientos comerciales de ventas de productos en clases 1-34

Registro N® 571.799 EASY... TODO TODO PARA SUS PROYECTOS, lema, para distinguir
servicios en clase 36

Registro N® 571.800 EASY... TODOS TODOS LOS PRECIOS BAJOS, lema, para distinguir
servicios en clase 36

Registro N® 465.225 EASY..... ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17

Registro N2 469.880 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 6

Registro N® 773.716 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 17

Registro N® 773.717 EASY...ASI DE FACIL,lema, para distinguir productos en clase 19

Registro N® 773.718 EASY...ASI DE FACIL,lema, para distinguir productos en clase 20

Registro N® 773.719 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 21

Registro N® 773.720 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 22

Registro N° 773.721 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 24

Registro N° 773.722 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir productos en clase 27

Registro N2 469.882 EASY...ASI DE FACIL, lema, para distinguir servicios en clase 37

Registro N® 658.481 EASYPRO, denominativa, para distinguir servicios en clase 36

Registro N2 498.127 HAGALO EASY, denominativa, para distinguir productos en clase 16

Registro N2 696.952 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 6
Registro N® 696.953 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 17
Registro N® 696.954 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 19
Registro N® 696.955 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 20
Registro N® 696.956 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 21
Registro N® 696.957 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 22
Registro N® 696.958 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 24
Registro N2 696.959 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir productos en clase 27
Registro N2 696.960 HAGALO FACIL...HAGALO EASY, lema, para distinguir servicios en clase 37
Registro N® 737.176 HAGALO EASY, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales
de ventas de productos en clases 1-34

Registro N2 734.175 INNOVA EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35

Registro N® 723.443 JARDIN EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 44

Registro N® 785.949 MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 9

Registro N® 785.950 MAS EASY, mixta, para distinguir productos en clase 16.

Registro N® 785.951 MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

Registro N® 785.952 MAS EASY, mixta, para distinguir servicios en clase 36.
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» Registro N® 660.964 DATO EASY, denominativa, para distinguir servicios en clase 37,40,42.

—Que es titular de derechos sobre los siguientes nombres de dominio:
+ EASYSHOP.CL
EASYOUTLET.CL
CLUBEASY.CL
CLUBEASYCLUBFACIL.CL
EASY-HOME.CL
EASY.CL
EASYAGREE.CL
EASYBUSINESS.CL
EASYCHILE.CL
EASYCOMCHILE.CL
EASYCORP.CL
EASYEMAIL.CL
EASYEXPRESS.CL
EASYHELP.CL
EASYHOGAR.CL
EASYHOME.CL
EASYMAS.CL
EASYMONEY.CL
EASYPACK.CL
EASYSECURITY.CL
EASYSHOES.CL
EASYTOOLS.CL
EASYUDLOHACE.CL
ESEASY.CL
HAGALOEASY.CL
INNOVAEASY.CL
WEB-EASY.CL
MASEASY.CL

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relacion al Primer Solicitante
El Primer Solicitante basicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«’Easy’ es el nombre y marca por la cual es reconocida una multi-tienda. Pero el nombre
“Easyshopping” es una palabra diferente, que jamas puede confundirse con la primera. No puede
pretenderse que una palabra, que un sustantivo comun, como “facil” (o “easy” en inglés), aun cuando
la palabra pura y simple esté inscrita como nombre de dominio, no pueda usarse como parte de otra
palabra compuesta, en que uno de sus componentes sea el sustantivo facil, tal como “Comprafacil”,
“FacilRent-a-car”, Supermercado F&cil”, “Easy Market” u otra similar.

—De hecho, hay decenas de dominios inscritos en NIC Chile con el sustantivo “easy”, tales como
“easybags.cl”, “easyclick.cl’, “easymoney.cl”, “easynetworks.cl’, “easyclean.cl”, “easycorp.cl’,
“easygolf.cl”, “easyjet.cl”, “easyemail.cl”, “easyhotel.cl”, easyexpress.cl’, “easychiletours.cl”, etc., etc.

—Y es natural que asi sea, porque si alguien tiene inscrito como nombre de dominio un sustantivo
comun de uso habitual, ese sustantivo puede seguirse inscribiendo como parte de una palabra
compuesta. Si alguien inscribe como nombre de dominio la palabra “mercado”, es obvio que otro
puede inscribir el nombre “supermercado”, “hipermercado”, “mercado de abastos”, “mercado Juan
Pérez” o lo que sea. No se puede pretender que nadie mas pueda usar el nombre “mercado” como

parte de una palabra compuesta.

—Lo mismo ocurre con el sustantivo “facil”, en castellano, inglés, francés o en el idioma que se quiera,
si ya esta inscrito como palabra pura y simple, no es razonable que no se pueda inscribir como parte
de una palabra compuesta, y por lo demas asi se ha entendido, porque en la practica hay casi un
centenar de nombres compuestos inscritos en NIC, en que parte del mismo nombre es el sustantivo
“easy”, como lo es también la palabra “tienda facil” o “easyshopping”.»
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5.2. Demanda del Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante basicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«EASY S.A. es una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de
productos para la construccion, remodelacion y equipamiento de la Casa y el Jardin. Dicha empresa
fue fundada en 1993 en Argentina, y en 1994 en Chile. A lo largo de su historia EASY S.A. ha ido
satisfaciendo las necesidades de sus clientes en forma completa. Uno de los aspectos destacados, es
su orientacion a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya
que cada tienda tiene una oferta de mas de 35.000 productos distintos, tanto nacionales como
importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios. Cada una de las tiendas produce
un gran impacto econdmico, atrayendo a mas de 10.000.000 de clientes al afio a su area de
influencia, y potenciando a la vez su zona de ubicacién. En Chile, EASY S.A. emplea actualmente a
mas de 3.000 personas, aumentando este nuimero constantemente por ser una compafiia en
expansion. A partir del afio 2000 en adelante, EASY S.A. se expandié desde la zona central del pais
hacia el extremo Norte y Sur, contando hoy con 21 salas ubicadas desde la Il Region hasta la X
Regién.

A partir de los antecedentes sefialados, se puede constatar que mi mandante es una de las cadenas
de establecimientos comerciales mas importantes y destacadas del pais, gozando de gran
popularidad entre el publico.

—<«Asimismo, mi representada se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresién que
la identifica, esto es “EASY”, bajo los siguientes registros: [...] Copia de los certificados de registro
correspondientes se acompanan en el otrosi respectivo.

—«De este modo, la marca EASY se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad
Industrial, siendo IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa.
[...] En efecto, la marca de mi mandante estd integramente comprendida dentro del nombre de
dominio en disputa, por lo cual, cualquier usuario de Internet légica y razonablemente asociara dicho
sitio con los productos de mi mandante. La simple adicién de la palabra “SHOPPING” no logra dotar al
nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciacion con mi mandante. En este sentido,
como es sabido, la palabra “SHOPPING” , es la traduccién al inglés del gerundio del verbo
“COMPRAR” y en nuestro pais se utiliza como sindnimo de “centro comercial” o “shopping center” por
lo que hace referencia justamente al rubro particular al cual mi mandante se dedica, esto es, el
desarrollo de establecimientos comerciales. Por tanto, dada la fama y notoriedad de la marca de mi
mandante y su presencia en Internet, el publico légicamente interpretara que el nombre de dominio en
disputa pertenece o esta relacionado con EASY S.A.

—«Asimismo, como consta en los documentos que se acompafan en esta presentacion, mi mandante
es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran precisamente sobre la expresion
EASY seguida de un término que sindénimo de establecimiento comercial o tienda. A modo de ejemplo,
podemos citar los siguientes nombres de dominio de mi representada: EASYSHOP.CL e
EASYOUTLET.CL. Lo anterior se refuerza con el hecho que mi representada es titular de un serie de
nombres de dominio que se estructuran sobre su famosa marca EASY, por lo cual es muy probable
que los numerosos clientes de EASY asocien el nombre de dominio en disputa con mi mandante y sus
numerosas marcas comerciales y nombres de dominio. En el N? 4 de esta presentacién se enumeran
detalladamente los nombres de dominio de que es titular mi mandante.

—«Sumado a lo anterior, cabe considerar que la expresién EASY corresponde exactamente a la razén
social de mi mandante EASY S.A., lo cual confirma la confusion que se producira entre los
consumidores. En conclusion, en el hipotético e improbable caso que no se rechazara la solicitud de la
contraria, se permitiria que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que no sélo sirve para distinguir los
establecimientos comerciales de mi mandante, sino que ademas, es una expresion que forma parte
esencial de su razén social, EASY S.A.

—-«[...] EASY S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet que contienen o se
estructuran sobre la expresion EASY: easyshop.cl, easyoutlet.cl, clubeasy.cl, clubeasyclubfacil.cl,
easy-home.cl, easy.cl, easyagree.cl, easybusiness.cl, easychile.cl, easycomchile.cl, easycorp.cl,
easyemail.cl, easyexpress.cl, easyhelp.cl, easyhogar.cl, easyhome.cl, easymas.cl, easymoney.cl,
easypack.cl, easysecurity.cl, easyshoes.cl, easytools.cl, easyudlohace.cl, eseasy.cl, hagaloeasy.cl,
innovaeasy.cl, web-easy.cl, maseasy.cl. Copias de los certificados obtenidos del sitio web de Nic Chile
qgue acreditan titularidad sobre dichos nombres de dominio se acompafian en el otrosi de la presente
demanda.

—«En este sentido, como es facil advertir, mi representada es titular de dominios no sélo grafica y
fonéticamente muy similares al solicitado en estos autos, sino que ademas conceptualmente idénticos,
como se puede apreciar de la siguiente comparacion:

EASYOUTLET.CL
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EASYSHOP.CL
EASYSHOPPING.CL

6. DEBATE Y CONCLUSIONES
6.1. Reglas aplicables
6.1.1. Introduccion y normativa general

El presente proceso esta sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en
el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los éarbitros tendran el caracter de ‘arbitrador’, y en contra
de sus resoluciones no procedera recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las
disposiciones pertinentes contenidas en el Cédigo de Procedimiento Civil y Cédigo Organico de
Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N® 4 del Cédigo de Procedimiento Civil que la
sentencia del arbitrador contendra «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento
a la sentencia», disposicion cuyo sentido es reiterado por los articulos 637 del mismo Cédigo y 223 del
Cédigo Organico de Tribunales.

En relacion a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y a su caracter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh sefala que «Por el hecho de solicitar la inscripcion de
un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente,
suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero del art. 12 de la RNCh
sefnala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el
mecanismo de mediacién y arbitraje para solucion de conflictos que se susciten en la inscripcion de
nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segln lo determine el
arbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella
contenida en el art. 12, parrafo 1%, conforme al cual «Si al cabo del periodo de 30 dias corridos a
contar de la publicacién de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en
trdmite dos o més solicitudes de inscripcion para ese mismo nombre de dominio, se iniciaré el proceso
de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de
esta reglamentacion».

En relacion a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de
inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar
cual es la situacién juridica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al
nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuacién, este sentenciador es de opinion que todas las partes
del conflicto se hallan en la misma situacion juridica con respecto al nombre de dominio disputado, lo
cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este
conflicto.

6.1.2. La situacion juridica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo
utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served, conforme al cual la
asignacion de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio
dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario
ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer
solicitante, salvo que se configure algun supuesto de excepcién que permita romper la regla
enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este Ultimo esquema, el primer solicitante esta en una
posicién de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que
sblo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados
posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o0 menor acierto— «mejor
derecho» sobre el nombre de dominio disputado’.

El principio en cuestidén se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignacién de un nombre de
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un dominio secundario es coetdnea con su solicitud, y por tanto corresponde méas bien a una
denominacién para explicar en forma breve como funcionan técnicamente tales sistemas, pero de alli
a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos juridicos entre
solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la
asignacién de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a mas de una solicitud
sobre un mismo SLD cuya asignacion definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este
principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicacion general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de
manera expresa en la RNCh y sélo se alude a él de manera tangencial a propésito del supuesto de
inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el arbitro, disponiendo que en tal
caso «el arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante» (art. 8, parrafo 42, del Anexo). En opinién de este sentenciador no puede desconocerse,
por tanto, que el aforismo en andlisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como
principio juridico guarda armonia con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior
in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho
principio dentro de un orden de prelaciéon o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un
principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la
sentencia, o si por el contrario se trata de una soluciéon a aplicar en defecto o ausencia de otras
normas o principios juridicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En
cualquier caso, es menester decidir ademas bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh, conforme al
cual «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental
para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior,
sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte de obligacién negativa— afecta a todos y
cada uno de los cosolicitantes, sin excepcién; luego, estando todas las partes sometidas a la misma
obligacién de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir
gue ninguna de ellas esta en situacién de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los
demas solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna
especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignacion,
cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no
han cumplido con lo dispuesto en la norma en analisis, facultad que no esta reservada ni para los
solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse como
principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion de nombre de dominio del
ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas
o principios juridicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las
solicitudes en conflicto. S6lo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan
solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se
mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultara legitimo solucionar la controversia
conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el caracter de solucion de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretacion sistematica o analdgica
sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, parrafo 49, del Anexo. En efecto, como se ha
dicho, la citada norma es la Unica que alude al principio first come first seved, y lo hace de manera
tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a
la audiencia de conciliacion, «el arbitro emitira una resoluciéon que ordene que el dominio en disputa se
asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en
cuestidon Unicamente cuando no queda otra via de solucién que permita optar por uno u otro sujeto
procesal, y sélo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicacion de este
principio sélo resultard armoénica y consecuente en tanto exista una situaciéon andloga a la
contemplada en la citada norma, esto es, Unicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una
situacién juridica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de la administracion de
justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la aplicacidn preferente del aforismo analizado,
puesto que ello equivaldria a ejercer jurisdiccion en base a una premisa discriminatoria, en donde el
juez se veria con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh establece un
esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentacion la que
ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de
dominio, todo ello en base a un esquema de asignacién posterior y no coetanea con la primera
solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.
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6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolucién de un conflicto por asignacion de nombre de
dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio first come first seved en la resolucién de un
conflicto sobre asignacion de nombre de dominio del TLD <.cl>, s6lo queda por resolver cudles son
aquellas otras normas o principios juridicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia.
Al respecto, y conforme a lo expuesto supra 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las
disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de
un nombre de dominio, entonces la aplicacién preferente de la citada norma del art. 14, parrafo 1°, de
la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término debera decidirse si
alguna de las solicitudes en conflicto contraria normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios
de competencia leal y ética mercantil o derechos vélidamente adquiridos por terceros (vid. infra 6.1.4.).
La apreciacion de los hechos involucrados y la toma de decisién a este respecto deberan, ademas,
ser arménicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aln asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de
dicha norma, entonces la controversia debera resolverse Unicamente recurriendo a las razones de
prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de
guia al sentenciador para resolver a cudl de las partes deberd asignar el nombre de dominio litigioso,
criterios que —para mantener una coherencia metodolégica— deben referirse a supuestos diversos o
residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la tematica, pueden mencionarse a titulo ejemplar algunos criterios que suponen
la invocacién de derechos o intereses legitimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar
cual de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decision— es el que
podemos denominar criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya
marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si
ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el
nucleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor
similitud o vinculacion légica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio cronoldgico, que significa privilegiar a
la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos
relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma
naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la
parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradia que permita
presumir que mediante la asignacién del dominio litigioso a otra parte se producira confusion en los
usuarios de la Red o dilucion de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar
posicién, debe preferirse la pretension de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente
ostente mayor notoriedad comparativa; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en
los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa
naturaleza.

Pueden también servir de guia otros criterios no limitados Unicamente —a diferencia de los
anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legitimos sobre objetos
preexistentes. Podemos incluir en este ambito el criterio del abuso de derecho, que tendra incidencia
en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria
o abusiva; y el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciacién pueden servir de guia los
parametros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh?.

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestion de dificil —o acaso imposible—
solucién abstracta y la decisic’m3 casuistica dependera de los principios de prudencia y equidad
aplicables en cada caso concreto®.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y
alcance de las tres hipétesis contempladas en el art. 14, parrafo 19, de la RNCh.
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a) Solicitud que contraria normas sobre abusos de publicidad:

Esta primera hip6tesis, dado el tenor del texto, alcanza Unicamente a supuestos que contravienen
normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicacion general. En este
sentido, habiendo sido derogada la Ley N2 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»*, el texto legal que la
sucedié es la actual Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del
Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en analisis que nos
ocupa, ya que junto con regular la funcion periodistica y de los medios de comunicacién social,
establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacion de dicha normativa tendria méas sentido u operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal de revocacién de nombres de
dominio en analisis apunta Uunicamente a la solicitud de inscripcién misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un
SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrian que
constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley N® 19.733. A este respecto, sélo
parecen resultar aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los
delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion social, ello en el
entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la
calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo°.

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria del
CONAR (Consejo de Autorregulacién y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas
de ellas estan destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en
opinion de este arbitro la aplicacion de dicho Cédigo, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y
por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de
revocacién en analisis, mas no por ello desechable por otro capitulo, como se indica mas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en andlisis una exigencia de caracter normativo, que en
opinién de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacién general, en definitiva el
alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipétesis vacia,
puesto que en la practica mas de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de
publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea en la actualidad® o bien a futuro.

b) Solicitud que contraria principios de competencia leal o ética mercantil:

Los supuestos aqui subsumibles no estan limitados, como en la hip6tesis precedente, a normas de
aplicacion general y obligatoria, de manera que su ambito de alcance es ciertamente mucho mas
amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripcién de nombre de dominio
atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guia ilustrativa tanto las
normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacién en su conjunto (por
ejemplo, Constitucion Politica de la Republica, D.L. 211, Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, Ley de Proteccion al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el
antes citado Cédigo de Etica Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este
supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Codigo estan destinadas precisamente a
velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se sefala expresamente
en dicho cuerpo normativo, y si bien su ambito de aplicacion esta limitado a los asociados de dicha
entidad, los principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

Cabe sefialar, ademas, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley N° 20.169, que Regula
la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de la vigencia de la
ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entr6 en vigencia el 16 de febrero de 2007,
esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los nombres de dominio en disputa, los
ilicitos establecidos en dicha normativa acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia no
podrian ser alcanzados por los efectos de dicha ley, ya que ello implicaria conferirle efecto retroactivo.
Con todo, en la medida que se trate de hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren
con posterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia, tales hechos si pueden ser alcanzados
por la normativa en andlisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio,
mas no la calificacion del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al
razonamiento antes expuesto.

c) Solicitud que contraria derechos validamente adquiridos por terceros:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos validamente adquiridos
cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

10
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(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo
que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido
en el nombre de dominio disputado; y

(i) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca
u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nlcleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la solicitud
cuestionada, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma.

Es menester agregar, ademas, que la afectacién a derechos adquiridos puede verificarse de diversos
modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresién «contrariar», la cual, dada su amplitud,
comprende cualquier tipo de afectacién a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién
0 perijuicio, sea en relacién al derecho en si o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraria
derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho
adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera
integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de
dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo
derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera
integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de
dominio disputado.

6.1.5. Recapitulacion

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las
solicitudes en controversia incurren en la prevision dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si
infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o
derechos vélidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso
de no existir infraccidon de dicha norma, el conflicto debera resolverse Unicamente recurriendo a los
principios de prudencia y equidad, segun lo expuesto supra 6.1.3.

6.2. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o
ética mercantil

Ninguna de las partes ha sustentado sus demandas en este capitulo.

6.3. Posible infraccion a derechos validamente adquiridos

Es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen o no derechos
validamente adquiridos, pretension esgrimida por el Segundo Solicitante.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho mas arriba en relacién a que una solicitud de nombre
de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o
perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designaciéon o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o
incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de nombre de
dominio carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o
incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legitimo en algin nombre, marca u
otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud
sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situacion del Primer Solicitante, se encuentra acreditado en autos que el Segundo
Solicitante es titular de la marca EASY, registrada a su nombre en Chile para distinguir diversos
rubros, con anterioridad a la fecha de la Primera Solicitud (supra 4.2.), de lo cual se concluye que el
Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la referida marca comercial, marca que
adem@s forma parte integrante y destacada del nombre social del Segundo Solicitante «Easy S.A.».

En consecuencia, el nombre de dominio litigioso contiene una marca registrada a nombre del Segundo
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Solicitante, antecedentes que, en este estadio de andlisis, llevan a presumir que dicho nombre de
dominio podria resultar indiciario de un potencial riesgo de confusién o asociacion en los usuarios de
la red, quienes podrian asociar dicho nombre de dominio con la marca EASY.

Tal hipétesis podria ser contradicha o enervada si, por ejemplo, el Primer Solicitante fuese titular de
derechos preexistentes pertinentes para sostener su nombre de dominio, o0 bien si las expresiones
adicionales a «easy» agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el
aludido riesgo de confusién o asociacion.

En la especie, segun se ha indicado mas arriba, el Primer Solicitante carece de todo derecho
pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es
necesario determinar si, en el SLD del dominio en analisis, los elementos adicionales al vocablo
«easy» permiten 0 no romper el riesgo de asociacion y potencial confusion aludidos.

La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «shopping», lejos de diferenciar
semanticamente el dominio en disputa de la marca EASY, por el contrario, aumenta la referida
asociacién y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusién. En este sentido, el consumidor medio no
desconoce que la expresion «shopping» es alusiva a «comprar en una tienda», cual es precisamente
la actividad que ofrece el Segundo Solicitante, de manera que al agregar a la marca EASY —por lo
demas notoria en nuestro medio— el concepto «shopping», 10 que se hace en definitiva es reforzar la
necesaria asociacién que cualquier usuario de la Red en nuestro medio hara entre dicho nombre de
dominio y la marca EASY o los establecimientos comerciales del Segundo Solicitante.

Como consecuencia de lo expuesto en este apartado, y conforme a los postulados contenidos en este
fallo, se concluye que la solicitud del nombre de dominio litigioso, presentada por el Primer Solicitante,
perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su
marca comercial EASY.

6.4. Consideraciones adicionales de prudencia y equidad

La conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta
armonica ademas con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este arbitro
estima relevantes en la especie.

En efecto, los argumentos del Primer Solicitante en orden a que la palabra «easy» es y puede ser
usada por muchos para conformar nombres de dominio resultan improcedentes en la especie, por
varias razones. En primer lugar, la expresion EASY es una marca registrada vigente y por tanto
plenamente vélida. Por lo mismo, las pruebas que el Primer Solicitante acompafoé a los autos para
justificar su argumentacion resultan improcedentes para objetar, en esta sede, la validez o distintividad
de dicha marca.

En segundo lugar, el hecho que existan otros nombres de dominio asignados a terceros por NIC Chile
gue contienen el vocablo «easy» no puede ser estimado por este sentenciador como un antecedente
pertinente en la especie, porque aqui lo que corresponde determinar es la compatibilidad del nombre
de dominio litigioso y la marca del Segundo Solicitante, pero no acerca de nombres de dominio de
terceros. Por otro lado, la existencia de los referidos nombres de dominio asignados a terceros es sélo
una situacion de hecho que nada dice respecto de la legitimidad de dichos nombres de dominio ni de
su potencialidad de confusién, asociacién o dilucién de derechos marcarios, sobre lo cual, como se ha
dicho, no corresponde aqui pronunciarse, pero que tampoco puede ser tenido per se como un axioma
de legitimidad o razonabilidad.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes y teniendo presente las conclusiones relativas a
los derechos adquiridos del Segundo Solicitante y la finalidad de evitar la confusién en los usuarios de
la Red Internet, resulta entonces razonable y prudente preferir la solicitud presentada por el Segundo
Solicitante.

Tal hg sido, por lo demas, el criterio aplicado por este sentenciador en otros casos anélogos al de
autos”.

6.5. Costas

El parrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje seran compartidas
por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de
un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el &rbitro podra condenar al pago de la
totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el arbitro
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determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, no se configuran ninguno de los presupuestos
establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante debera quedar eximido del pago
de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de
dominio <easyshopping.cl> presentada por Publicidad Postal S.A. contraria los derechos validamente
adquiridos por Easy S.A. sobre su marca comercial <EASY», como asimismo afecta sus derechos
sobre su nombre social «Easy S.A.», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos
contemplados en el art. 14, parrafo 19, de la RNCh, lo cual resulta ademds armoénico con los principios
de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Rechazase la solicitud de asignacion del nombre de dominio <easyshopping.cl> presentada
por Publicidad Postal S.A.

— Asignase el nombre de dominio <easyshopping.cl> a Easy S.A..
Las costas del arbitraje serdn soportadas Unicamente por el Segundo Solicitante. Autoricese la
presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las partes. Devuélvanse los
antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y
notifiquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 17 de noviembre de 2007.

NOTAS:

' La tesis del «mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en
numerosos fallos arbitrales e invocada cominmente en la practica del ramo, no obstante que envuelve un error
conceptual contenido ya en su sola enunciacion. En efecto, asi formulada, la tesis supone que en un conflicto por
asignacion de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes—
una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, lo que obviamente es erréneo, no
sélo porque éste aun no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones
de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en si, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas,
nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, Gnicamente sirven de fundamento para sostener el interés
legitimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Ademas, la tesis en cuestion supone que al menos
dos partes detentan algun tipo de derecho, ya que s6lo puede haber un mejor derecho alli donde confluyen al
menos dos derechos, debiendo decidirse cual de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en analisis
se la utiliza sin distinciones, incluso cuando Unicamente una de las partes litigantes ha acreditado algun tipo de
derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

2 Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la accién de revocacion de nombres de dominio, del
punto de vista sistematico nada impide utilizarla como guia ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir
acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por asignacion de nombre de dominio. Por
otro lado, si tales parametros de texto positivo son validos para decidir la revocacién de un nombre de dominio ya
inscrito, con mayor razén pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido adn
asignado.

% Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral
«Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignacion del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha
24 de enero de 2003.

* Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual inicamente dejé vigente el art. 49 de
la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicacion y circulacion de mapas, cartas o esquemas geograficos
que excluyan de los limites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera
reclamaciones pendientes.

® Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del
Cédigo Organico de Tribunales), pero la situacion planteada tendria por objeto Unicamente declarar la infraccién a
la norma de la RNCh en analisis, mas no responsabilidades penales.

¢ Asi, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Proteccién de los Derechos de
los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engafiosa, cuya aplicabilidad en la
materia que nos ocupa, si bien dificil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley N° 18.045, sobre
Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusién que por cualquier medio hagan
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emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras
personas o entidades que participen en una emision o colocacion de valores, no podran contener declaraciones,
alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equivocos o confusion al publico sobre la naturaleza,
precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantias o cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta
publica o de sus emisores».

” El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y
Disefios de Gestion Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocacion del nombre de dominio <edge.cl>,
de fecha 5 de mayo de 20083.

8 Asi, por ejemplo, en las sentencias dictadas en los litigios sobre asignacién de los nombres de dominio

<megarealityshow.cl> (9/12/2003), <gestiondigital> (31/08/2004), <consorcionet.cl> (25/09/2006), <alianza-
andina.cl> (11/06/2007), <guias-amarillas.cl> (3/07/2007).

Autorizan en calidad de testigos dofa Alejandra Sanchez Manriquez, Cédula Nacional de Identidad
N® 10.205.272-2, y dofia Argentina Manriquez Mufioz, Cédula Nacional de Identidad N°® 5.496.902-3.-
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